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The International Bureau of WIPO 
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Applicant' s or agent's file reference 


FOR FURTHER ACTION 


See item 4 "below 


03/051 VAT 






International application No. 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/EP2004/006689 


21 June 2004 (21 .06,2004) 


27 June 2003 (27.06.2003) 


International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) 




See relevant information In Form PCT/ISA/237 




Applicant 






CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH 





1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the 
International Searching Authority under Rule 44 Wj.l(a). 

2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheeL 

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference 
to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Box No. I 
1^1 Box No. n 
Box No. HI 



Basis of the report 
Priority 



□ 

| | Box No. IV 
Box No. V 



| | Box No. VI 
[~1 Box No. VII 
| | BoxNo.Vm 



Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial 
. applicability 

Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules A4bis3{c) and 93tor.l but 
not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority 
date (Rule AAbis .2). 





Date of issuance of this report 
03 January 2006 (03.01 .2006) 


The International Bureau of WIPO 
34, cheroin des Colorabettes 
1211 Geneva 20, Switzerland 

Facsimile No. +41 22 740 14 35 


Authorized officer 

Yolaine Cussac 

Telephone No. +4i 22 338 7 0 80 



Form PCT/IB/373 (January 2004) 
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VERTRAG UBEODIE INTERNATIONALE ZUSAMirHNABBEl 

GEBIET DES PATENTWESENS L C . D zg OCT 200^ 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEH6RDE 



An: 



slehe Formular PCT/ISA/220 



SCHRIFTLIGHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
' RECHERCHENBEHORDE 

(Regel AQbisA PCT) 





Absendedatum 

(TagMonatUahr) siehe Formular PCTVIS A/21 0 (Blatt 2) 


Aktenzelchen des Anmelders oder Anwalts 

siehe Formular PCT7ISA/220 


WEITERES VORGEHEN 

slehe Punkt 2 unten 


Internationales Aktenzelchen 
PCT7EP2004/D06689 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
21 ,06.2004 


Prioritatsdatum (T ag/MonaWahr) 
27.06.2003 


Internationale PatentWasslflkation (IPK) oder Rationale Klassifikatlon und 1PK 
C08G18/08, C08G18/12, C08G18M4, C09D175A6 


AnmeWer 

SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH 



1 . Dieser Bescheld enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beschelds 
Prlorttai 

Kelne Erstellung elnes Gutachtens Qber Neuhelt, erflnderische Tatlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkelt 

Mangelnde Elnhefflichkelt der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 43b/s.1 (a)(0 hinsichtllch der Neuhelt, der erflnderischen Tatlgkeit 
und der gewerbllchen Anwendbarkelt; Unteriagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefOhrte Unteriagen 
Bestimmte M&ngel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internattonalen Anmeldung 

2. WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf Internationale vorlaufige PrOfung gestellt, so gilt dieser BescheW als, schrtftHcher .Beheld der 
mttdS interSr^len vorlaufigen PrOfung beauftragten Behorde flPEA"); dies trim nlcht zu wenn^ der Anmelder 
eine andere Behorde als diese als IPEA wahlt und die gewahlte IPEA dem Internationa le Buro ^ e 9^f * 1bls h > 
mitgetent hat, daB schriftllche Beschelde dieser Internationalen Recherche nbehorde nlcht anerkannt warden. 

Wenn dieser Bescheld wle oben vorgesehen als schriftllcher Bescheld der JfJ*^ 

aufaafordert bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/z^u aDgesanai 
S «b dem Prioritatsdatum, Je nachdem welche Frist spater ablauft, eine 

schriftllche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weltere Optionen siehe Formblatt PCT/ISAi220. 

3. Nahere Einzelhelten slehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220. 



E) 


Feld Nr. I 


El 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


o 


Feld Nr. IV 


El 


Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 



L 



Name und Postansohrift der mit der Internationalen 
Recherchenbehorde 

Europaisches Patentamt 
D-8Q298 MQnchen ^ , 

Tel +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:+49 89 2399-4465 



Bevollmachtigter Bedlensteter 
MQIIer, M 

Tel. +49 89 2399-8665 
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Feld Nr. \ Grundlage des Beschelds 



1 Hlnsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache In die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es slch urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fQr die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2 Hinsichtllch der Nucleotld- undtoder Amlnosiuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wufdei und IfoTcHe beanspruchte Eriindung erforderlich ist, Ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ In schriftlicher Form 

□ In computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der BehSrde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

q n Wurden mehr als eine Version Oder Kopie eines Sequenzprotokolls undtoder einer dazugehorigen. Tabelle 
eSSSSlMBoSMmSSSh die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
SSSS&SSk^^ in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubere.nst.mmt 

bzw. nicht uber sle hinausgeht, vorgelegt worden. 

4. Zusatzllche Bemerkungen: 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONAL-EN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/006689 



Feld Nr. II Prioritat 



1. El Dasfolgende Dokument 1st noch nichteingerelcht worden: 

El Abschrtft der f rOheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden 1st (Regel 43b/s.l 
und 66.7(a)). 

□ Obersetzung der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden 1st (Regel 43WS.1 
und 66.7(b)). 

gHt daher das vorstehenc I genannte Internationale Anmeldedatum als das maBgebUche Datum. 



3. Etwalge zusatzliche Bemerkungen: 



Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Regel 43 Ws.1 (a)(1) » h ftS™ 

erfinderlschen Tatlgkeit und der gewerblichen AnwendbaiKelt; Unterlagen und Erklarungen zur 

Stutzung dleser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit 

Erf Inderische Tatlgkeit 
GewerWIche Anwendbarkeit 



Ja: Anspruche 
Nein: AnsprOche 1-12 

Ja: AnsprOche 
Nein: Anspruche 1-12 

Ja: Anspruche: 1-12 
Nein: AnsprOche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Belblatt 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID Internationales Aktenzeichen 

DER INTERNATIONALEN PPT/PP2004/006689 
RECHERCHEBEHORDEfBEIB LATH PCT/EP2004/006689 

;zu Punkt V 
Zltierte Dokumente 

D1: EP-A-0669352 
D2: EP-A-0525567 
D3: EP-A-0665563 
D4: US-A-6084051 
D5: EP-A-0784097 

Neuhelt (Artikel 33(2) PCT) * lltQlie 
Beispiel 1 der D1 offenbart eine waBrige Polyurethandispersion, hergestellt aus 

(i) Hexamethylendiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (A , 

(ii) einem Polycarbonat m'it einem Molekulargewicht von mindestens 400 (Anspruch 1 
der D1 ) entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (B), 

(Hi) Trimethylolpropan, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (E), 

(iv) Dimethylethanolamin, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (G) und 

(v) einem Polyesterpolyol, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (H). 

Die Polyurethandispersion wird als Softfeel-Lack eingesetzt (Seite 2, Zeile 4 - 5). 

Somit besteht das Polyurethan der D1 aus alien anspruchswesentlichen Komponenten 
der vorliegenden Anmeldung. Der Gehalt des Polycarbonats an Komponente (..) betragt 
1 00% und liegt somit «m anspruchsgemaBen Bereich. Es wird in diesem 
Zusammenhangdarauf hingewiesen, daB das Polyesterpolyol nicht wie inder 
vorliegenden Anmeldung angegeben als anspruchsgemaBes Polyol (B) betra chtet _ 
werden muB, sondern auch als anspruchsgemaBe Verbindung (H) verstanden werden 
kann. SchlieBHch wird die anspruchsgemaBe Verwendung offenbart. Folgl.ch mangert 
es dem Gegenstand aller Anspruche 1 - 12 an Neuhelt gegenuber D1. 

D2 (Beispiel 8) offenbart ein Polyurethan, hergestellt aus 

(i) Diphenylmethandiisocyanat und Toluoldiisocyanat, entsprechend der 
anspruchsgemaBen Komponente (A), 

(ii) einem Polycarbonat mit einer Molmasse von 2000, entsprechend der 

SEE l^ZZ SI DW ("0,0, MP, (s teh e Ruckbezug au, B**. 

anspruchsgemaBen Komponente (E), und 
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(v) Butanonoxlm sowie Propylenglycolmonomethyletheracetat, entsprechend der 
anspruchsgemaBen Komponente (G). 

SonVrt umfaBt das Polyurethan der D2 alle anspruchswesentlichen Komponenten. Dem 
Gegenstand aller Anspruche 1-12 mangelt es folglich an Neuhelt gegenuber D2. 

D3 (Synthesebeispiel 1) beschreibt eine Polyurethandispersion, hergestellt aus, 

(i) Toluoldiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (A), 

(ii) einem Polycarbonatpolyol mit einem Molekulargewicht von 2000, entsprechend den 
anspruchsgemaBen Komponenten (B) und (E), 

(Iii) Dimethylolpropionsaure, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponenten (D) 
und 

Civ) Isophorondiamln, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (G). 
Somlt mangelt es dem Gegenstand der Anspruche 1 - 12 an Neuheit gegenuber D3. 

D4 (Vergleichsbeispiel 7) offenbart eine Polyurethandispersion hergestellt aus 

(i) Isophorondiisocyanat, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (A), 

(ii) einem Polycarbonatdiol mit einem Molekulargewicht von 2000, entsprechend der 
anspruchsgemaBen Komponente (B), 

(iii) Dimethylolpropionsaure, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (D), 

(iv) Butandiol und Trimethylolpropan, entsprechend der anspruchsgemaBen 

Komponente (E), und 

(v) 2-Amino-2-methyl-1 -propanol, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente 

(G). 

Somlt mangelt es dem Gegenstand der Anspruche 1-12 auch an Neuheit gegenuber 
D4. 

ErfinderischeTatigkeit(Artikel33(3)PCT) WMmnen 
D5 (Beispiel 1 ) offenbart eine waBrige Polyurethandispersion fur Beschichtungen, 

m Dto^ entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (A), 

(ii) einem Polycarbonatdiol, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (B), 
' einem Addukt aus Acrylsaure und Ethylendiamln, entsprechend der 



anspruchsgemaBen Komponente (D), 

(Iv) einem Polypropylenglycol und Polyetherpolyol, entsprechend der 
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anspruchsgemaBen Komponente (E), und 

(v) Butanonoxim, entsprechend der anspruchsgemaBen Komponente (G). 

Das einzige Merkmal des Anspruchs 1 , welches nicht in D5 offenbart ist, ist das 
Molgewicht des Polycarbonats. Ohne experimentellen Nachweis, daB das 
anspruchsgemaBe Molgewicht zu einem uberraschenden Effekt gegenuber D5 fuhrt, 
kann die erfinderische Tatigkert nicht anerkannt werden. 

Im Falle von Anderungen wird ausdrucklich darauf hingewiesen, daB Anderungen nu 
der Weise durchgefuhrt werden durfen, daB sie nicht uber den Offenbarungsgehalt c 
ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen. Daher sollte der Anmelder im Fall' 
von Anderungen 

(a) Jede Anderung deutlich angeben, beispielsweise durch handschriftliche Emtragui 
im Text der vorliegenden Anmeldung und 

(b) fur jede Anderung dargelegen, auf welche Stelle(n) in der ursprunglich 
eingereichten Anmeldung sich diese Anderung stQtzt. 
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